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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Das europadische Patent EP-B1-2 451 595 (im Folgenden:
das Patent) betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung

zur Ermittlung einer Auffederung eines Walzgerists.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der
Einspruchsgrund des Artikels 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 54 EPU zwar der Aufrechterhaltung des
Patents wie erteilt entgegensteht, dass das Patent in
geandertem Umfang gemal dem wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am

5. Dezember 2016 eingereichten Hilfsantrag 1 allerdings

den Erfordernisse des EPU genugt.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende (im
Folgenden: die Beschwerdefiihrerin) Beschwerde

eingelegt.
Antrage

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (die Patentinhaberin)
beantragte, das Patent in eingeschranktem Umfang auf
der Grundlage des Hauptantrags oder eines der
Hilfsantrage 1 bis 3, alle eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung, aufrechtzuerhalten.

In der als Anlage zur Ladung zur miindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung gemal Artikel 15(1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020)

teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige



VI.

VII.
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Einschatzung des der Beschwerde zugrundeliegenden
Sachverhalts mit. Sie wies in Punkt 6.2.2 insbesondere
darauf hin, dass die in Anspruch 7 des Hauptantrags
adressierte Signalverarbeitungseinrichtung kein
essentieller Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung

ZzU sein scheine.

Eine mindliche Verhandlung fand am 11. November 2021
wie angekindigt in Abwesenheit der Beschwerdegegnerin
gemaB Artikel 15(3) VOBK 2020 und Regel 115(2) EPU
statt.

Wortlaut der entscheidungsrelevanten

Vorrichtungsanspriche

a) Hauptantrag

Anspruch 7 lautet:

"Vorrichtung zur Ermittlung einer Auffederung eines
Walzgertsts (1) und/oder Stauchgeritists wahrend des
Bearbeitens von Metallgut (G),

umfassend eine Messeinrichtung (6, 7) zur Erfassung
eines Abstands zweier Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4)
wahrend des Bearbeitens von Metallgut (G),

wobel wenigstens einer der Referenzpunkte (R1, R2, R3,
R4) an einer sich wahrend des Bearbeitens verformenden
Geristeinheit (5), insbesondere einem Geriststander,
angeordnet ist,

wobel mit den erfassten Messwerten korrespondierende
Signale einer Signalverarbeitungseinrichtung (9)
zufihrbar sind,

welche derart ausgebildet ist, dass mittels dieser die
Auffederung durch einen Vergleich des erfassten
Abstands mit einem Abstand der zwei Referenzpunkte (R1,

R2, R3, R4) voneinander in einem belastungsfreien
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Zustand des Walzgeriists (1) und/oder Stauchgeriists

ermittelbar ist."

b) Hilfsantrag 1

Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 1 entspricht unverandert

dem Anspruch 7 gemal Hauptantrag.

c) Hilfsantrag 2

Anspruch 4 gemal Hilfsantrag 2 beruht auf Anspruch 7
gemal Hauptantrag, wobei am Ende folgendes Merkmal

hinzugefigt wurde:

"wobeil die Messeinrichtung als kontaktlos arbeitende
Messeinrichtung (7), insbesondere optisch arbeitende
Messeinrichtung (7), oder als kontaktbehaftete,
Wegsensoren umfassende Messeinrichtung (6) zur
Erfassung des Abstands der wenigstens zwei
Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4)

voneinander ausgebildet ist."

d) Hilfsantrag 3

Anspruch 4 gemal Hilfsantrag 3 beruht auf Anspruch 7
gemal Hauptantrag, bei dem am Ende folgendes Merkmal

hinzugefigt wurde:

"wobeil die Messeinrichtung als kontaktlos arbeitende
Messeinrichtung (7), insbesondere optisch arbeitende
Messeinrichtung (7), oder als Temposonic-Wegsensor zur
Erfassung des Abstands der wenigstens zweil
Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4)

voneinander ausgebildet ist."



VIIT.

IX.
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Das fur diese Entscheidung wesentliche Vorbringen der

Beschwerdefihrerin lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Anspruch 7 definiere eine Vorrichtung, die lediglich
mittels der beabsichtigen Verwendung und der
beabsichtigten Wechselwirkung mit weiteren Bauteilen
charakterisiert werde. Weder die in Anspruch 7 genannte
Signalverarbeitungseinrichtung noch das Walzgerist oder
der darauf angeordnete Referenzpunkt seien ein

Bestandteil der beanspruchten Vorrichtung.

Jeder handelsiibliche Abstandsmesser wie beispielsweise
ein in Absatz [0019] des Patents genannter Temposonic-
Wegsensor sei als Vorrichtung gemaB Anspruch 7

geeignet.

Daher sei der Gegenstand von Anspruch 7 nicht neu.
b) Hilfsantrdage 1 bis 3 - Neuheit

Die in Bezug auf den Vorrichtungsanspruch 7 gemal
Hauptantrag vorgebrachten Argumente galten
gleichermaBen fir den entsprechenden auf eine
Vorrichtung gerichteten Anspruch der Hilfsantrage 1

bis 3.

Das entsprechende Vorbringen der Beschwerdegegnerin

lésst sich folgendermaBen zusammenfassen:

a) Hauptantrag - Neuheit

Die Zugehorigkeit der Signalverarbeitungseinrichtung zu

der von Anspruch 7 definierten Vorrichtung ergebe sich
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zwangswelise dadurch, dass die Vorrichtung anderenfalls

nicht zur Ermittlung der Auffederung geeignet ware.

Folglich sei auch ein handelstblicher Abstandsmesser
ohne entsprechende Signalverarbeitung nicht zur

Ermittlung der Auffederung gemal Anspruch 7 geeignet.

b) Hilfsantrdge 1 bis 3 - Neuheit

Die in den Hilfsantrdgen vorgenommenen Anderungen
beruhten auf der Lehre der urspringlich eingereichten
Anmeldung und schrankten den Schutzumfang des

beanspruchten Gegenstandes weiter ein.

Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Neuheit

1.1 Anspruch 7 ist auf eine Vorrichtung gerichtet, die eine
Messeinrichtung umfasst. Dabei ist sowohl die
Vorrichtung also auch die davon umfasste
Messeinrichtung jeweils durch ihren Verwendungszweck
definiert. Die Vorrichtung soll "zur Ermittlung einer
Auffederung eines Walzgeriists (1) und/oder
Stauchgerists wahrend des Bearbeitens von Metallgut
(G)" und die Messeinrichtung "zur Erfassung eines
Abstands zweier Referenzpunkte (R1, R2, R3, R4) wahrend

des Bearbeitens von Metallgut (G)" eingesetzt werden.

GemaR standiger Rechtsprechung sind Zweckmerkmale nur
in dem Sinne als Einschrankung anzusehen, als dass der
Gegenstand fir den angegebenen Zweck geeignet sein muss
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9. Auflage,
2019, Kapitel I.C.8.1.5).
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Neben ihrer Eignung zur Ermittlung einer Auffederung
eines Walzgeriists und/oder Stauchgeriists wird die
Vorrichtung gemall Anspruch 7 in Bezug auf einen an
einer GerUsteinheit angeordneten Referenzpunkt und eine

Signalverarbeitungseinrichtung definiert.

Die Geristeinheit als solche und der darauf angeordnete
Referenzpunkt sind kein Bestandteil der Messeinrichtung

und der beanspruchten Vorrichtung.

In Hinblick auf die in Anspruch 7 Bezug genommene
Signalverarbeitungseinrichtung definiert der Anspruch
weder, dass die beanspruchte Vorrichtung eine derartige
Signalverarbeitungseinrichtung umfasst, noch dass die
Messsignale einer Signalverarbeitungseinrichtung als
Teil der beanspruchten Vorrichtung zugefiihrt werden
mussen. Vielmehr verlangt der konkrete
Anspruchswortlaut lediglich, dass die den erfassten
Messwerten korrespondierenden Signale einer
Signalverarbeitungseinrichtung "zufthrbar" sind. Laut
Anspruch 7 ist es folglich ausreichend, dass die
Messeinrichtung dazu geeignet ist, Signale einer

Signalverarbeitungseinrichtung zuzufthren.

Bei den weiteren in Anspruch 7 genannten Merkmalen,
namlich der Geristeinheit, den Referenzpunkten sowie
der Signalverarbeitungseinrichtung und ihrer
gewinschten Wirkungsweise, handelt es sich mithin um
auBere Entitdten, mittels der auf indirekte Weise die
gewlinschten Eigenschaften und die Anwendungsweise der

beanspruchten Vorrichtung definiert werden.

Derartige Merkmale tragen allerdings nichts zur
Abgrenzung eines auf eine Vorrichtung gerichteten
Anspruchs vom Stand der Technik bei. Denn nach

standiger Rechtsprechung bleiben etwaige funktionelle
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Merkmale oder Verfahrensmerkmale in der Regel
unberiicksichtigt (Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
9. Auflage, 2019, Kapitel I.C.5.2.5 und I.C.5.2.7).

Berlicksichtigt man nur diejenigen Merkmale in Anspruch
7, die unmittelbar und direkt die beanspruchte
Vorrichtung als solches betreffen, so ist
festzustellen, dass die Vorrichtung lediglich durch

eine Messeinrichtung charakterisiert wird.

GemaR der Offenbarung in den Absatzen [0018] und [0019]
des Patents ist es durch die Verwendung handelsiblicher
Messeinrichtungen, wie beispielsweise den darin
genannten Temposonic-Weg-Sensoren, moglich, eine
einfache Abstandsmessung fiir die Ermittlung einer

Auffederung zu realisieren.

Die in den Absatzen [0018] und [0019] des Patents
aufgelisteten handelsiblichen Weg-Sensoren sind also
dazu geeignet, als Messeinrichtung im Rahmen einer
Ermittlung einer Auffederung eines Walz- oder
Stauchgerists im Sinne von Anspruch 1 eingesetzt zu
werden. Das Vorhandensein einer weiteren
Signalverarbeitungseinrichtung mit einer speziellen
Arbeitsweise, die iber das rein funktional Notwendige
und Ubliche hinausgeht, ist dazu weder in Hinblick auf
den Anspruchswortlaut noch unter Beriicksichtigung der

technischen Gegebenheiten zwingend erforderlich.

Die genannten handelsiiblichen Messeinrichtungen (wie
u.a. die Temposonic-Weg-Sensoren) erfillen daher alle
konkreten Merkmale an eine Vorrichtung nach Anspruch 7
und sind fir den in Anspruch 7 definierten Einsatzzweck
geeignet. Der Gegenstand von Anspruch 7 ist daher nicht

neu.
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Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 54 EPU steht einer
Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des

Hauptantrags daher entgehen.

Hilfsantrag 1 - Neuheit

Der Wortlaut von Anspruch 6 entspricht unverandert dem

Wortlaut von Anspruch 7 gemal Hauptantrag.

Daher mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 6 aus den
fir Anspruch 7 gemal Hauptantrag genannten Grunden an
der nach Artikel 54 EPU erforderlichen Neuheit.

Hilfsantrdage 2 und 3 - Neuheit

Der Wortlaut des jeweiligen Anspruchs 4 der
Hilfsantrdage 2 und 3 beruht im Wesentlichen auf dem
Wortlaut von Anspruch 7 gemdBl Hauptantrag, wobei die
Messeinrichtung als kontaktlos oder kontaktbehaftet
arbeitende Messeinrichtung bzw. als Temposonic-

Wegsensor definiert wird.

Bei den in Absatzen [0018] und [0019] des Patents
aufgelisteten handelsiiblichen Messeinrichtungen handelt
es sich um kontaktlose bzw. kontaktbehaftete
Messeinrichtungen. Insbesondere belegt Absatz [0019]
des Patents auch, dass es sich bei den in Anspruch 4
gemaR Hilfsantrag 3 genannten Temposonic-Wegsensoren um
zum Prioritatszeitpunkt des Patents handelstbliche

Vorrichtungen handelt.

Daher mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 4 der
Hilfsantrdge 2 und 3 aus den fir Anspruch 7 gemal
Hauptantrag genannten Grinden an der nach Artikel 54

EPU erforderlichen Neuheit.
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4. Da nach alledem kein gewdhrbarer Anspruchssatz

vorliegt, hat die Beschwerde in vollem Umfang Erfolg.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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C. Spira C. Herberhold

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



